g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (dziewiata izba)

z dnia 10 czerwca 2020 r.*

Wzér wspélnotowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzor
wspdlnotowy przedstawiajacy urzadzenie sprzegajace do taczenia urzadzen chlodniczych lub
klimatyzacyjnych z pojazdem silnikowym — Jedyne zadanie majace na celu zmiane —
Dorozumiane zadanie stwierdzenia niewaznosci — Dopuszczalno$é — Podstawa uniewaznienia —
Niedochowanie wymagan dotyczacych ochrony — Artykuly 4-9 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
(WE) nr 6/2002 — Zakres badania przeprowadzanego przez izbe odwotawcza — Zajecie przez izbe
odwotawcza w toku postepowania stanowiska w przedmiocie niedochowania wymagan dotyczacych
ochrony — Odmienny wniosek w zaskarzonej decyzji — Obowiazek uzasadnienia — Artykul 62 i art. 63
ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia (WE) nr 6/2002

W sprawie T-100/19

L. Oliva Torras, S.A., z siedziba w Manresie (Hiszpania), ktéra reprezentuja adwokat E. Sugrafies Coca
i adwokat D. Caballero Pérez,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentuja J. Crespo
Carrillo i H. O'Neill, w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Mecanica del Frio, S.L., z siedziba w Cornelld de Llobregat (Hiszpania), ktéra reprezentuje adwokat
J. Torras Toll,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 19 listopada 2018 r.
(sprawa R 1397/2017-3), dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru miedzy
L. Oliva Torras a Mecdnica del Frio,

SAD (dziewiata izba),
w sktadzie: M.]. Costeira, prezes, D. Gratsias (sprawozdawca) i M. Kancheva, sedziowie,

sekretarz: J. Palacio Gonzalez, gléwny administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 19 lutego 2019 r.,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.

PL
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu 24 maja
2019 r,,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 20 maja
2019 r,,

uwzgledniwszy decyzje z dnia 14 listopada 2019 r. o nietaczeniu spraw T-100/19 i T-629/19,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 stycznia 2020 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

I. Okoliczno$ci powstania sporu

L. Oliva Torras, S.A., skarzaca, i Mecanica del Frio, S.L., interwenient, sa dwoma przedsigebiorstwami
konkurujacymi w sektorze zestawéw do przylaczania systeméw chlodniczych lub klimatyzacyjnych do
pojazddéw silnikowych.

W dniu 10 kwietnia 2013 r. interwenient dokonal w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci

Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia wzoru wspdlnotowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspoélnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).
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Wzér wspdlnotowy, o ktérego rejestracje wystapiono (zwany dalej ,zakwestionowanym wzorem”),
wyglada nastepujaco:

0001.2
0001.1
0001.3
0001.4
0001.6
0001.5
A !
0001.7

Produkty, w ktérych zakwestionowany wzér miat by¢ stosowany, naleza do klasy 12.16 w rozumieniu
Porozumienia ustanawiajacego miedzynarodowa klasyfikacje wzoréw przemyslowych podpisanego
w Locarno dnia 8 pazdziernika 1968 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujagcemu oznaczeniu:
»Urzadzenia sprzegajace do pojazdéw”.
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Zakwestionowany wzdr zostal opisany w zgloszeniu jako urzadzenie sprzegajace w typie uzywanym do
faczenia urzadzen chlodniczych i klimatyzacyjnych z pojazdem silnikowym.

Zakwestionowany wzdr zostal zarejestrowany pod numerem 2217588—-0001 w dniu zgloszenia
i opublikowany w Biuletynie Wzoréw Wspélnotowych nr 2013/075 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

W dniu 22 sierpnia 2014 r. skarzaca dokonala zgloszenia wzoru wspélnotowego (wzoér
nr 2523746-0006, zarejestrowany w tym samym dniu, a opublikowany w dniu 26 sierpnia 2014 r.).
W nastepstwie zlozonego przez interwenienta wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru, opartego na
pierwszenstwie zakwestionowanego wzoru, uniewazniono prawo do wzoru nr 2523746-0006 decyzja
Wydzialu Uniewaznien z dnia 17 czerwca 2016 r. ze wzgledu na brak nowosci i indywidualnego
charakteru.

W dniu 15 marca 2016 r. skarzaca zlozyla wniosek o uniewaznienie prawa do zakwestionowanego
wzoru na podstawie art. 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.

Na poparcie swojego wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru skarzaca powotala si¢ na podstawe
przewidziang w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, mianowicie na to, ze zakwestionowany
wzér nie spelnia wymogoéw art. 4—9 tego rozporzadzenia.

W celu uzasadnienia swojego wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru skarzaca powotlala si¢ na
wczedniejszy wzdr przedstawiajacy zestaw do przylaczania, okreslony jako czes¢ ,KC11 080 2427
i dofaczyta do akt sprawy odwzorowanie, w postaci ,wizualizacji” komputerowej, tej czesci (ilustracja
A) oraz fotografie odpowiadajaca zgodnie z jej twierdzeniami wspomnianej czesci (ilustracja B).

Decyzja z dnia 10 maja 2017 r. Wydzial Uniewaznien oddalil wniosek skarzacej o uniewaznienie prawa
do znaku. W szczegblnosci uznal on, ze jedyny wzér, ktérego wczesniejsze udostepnienie zostalo
ustalone, mianowicie wzér widniejacy na ilustracji A, nie moze podwazy¢ nowosci i indywidualnego
charakteru zakwestionowanego wzoru w $wietle réznic istniejacych miedzy tymi dwoma wzorami.

W dniu 27 czerwca 2017 r. skarzaca wniosla do Izby Odwotawczej odwotanie od decyzji Wydziatu
Uniewaznien na podstawie art. 55—60 rozporzadzenia nr 6/2002. Oprécz ilustracji A i B skarzaca
dolaczyla do akt sprawy plan czesci ,KC11 080 242”7, zaczerpniety z jej strony internetowej (ilustracja
C).

W dniu 16 maja 2018 r. na podstawie art. 59 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 Izba Odwolawcza
skierowala do stron zawiadomienie (zwane dalej ,zawiadomieniem z dnia 16 maja 2018 r.”), w ktérym
wskazano, ze z twierdzen stron i dokumentéw zawartych w aktach sprawy mozna wywies¢, iz
zakwestionowany wzor odnosi sie do produktu stanowiacego element skladowy (to znaczy czes$é
sprzegajaca) produktu zlozonego (to znaczy zespolu silnik-sprzeg-kompresor), ktéry to element po
wlaczeniu do produktu zlozonego nie jest juz widoczny podczas zwyklego uzywania tego produktu
zlozonego. Izba Odwolawcza stwierdzila na tej podstawie, ze zakwestionowanego wzoru nie mozna
zatem uzna¢ za nowy lub posiadajacy indywidualny charakter w rozumieniu art. 4 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002 i ze prawo do niego nalezy zatem uniewazni¢ z powodu nieposzanowania
tego art. 4.

Na wezwanie Izby Odwolawczej interwenient i skarzaca przedstawili uwagi dotyczace tresci
zawiadomienia z dnia 16 maja 2018 r., odpowiednio, w dniach 16 lipca i 17 wrze$nia 2018 r.

Decyzja z dnia 19 listopada 2018 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Trzecia Izba Odwotawcza
oddalita odwotanie, opierajac si¢ na nastepujacych podstawach. W pierwszej kolejnosci wskazata ona,
ze wbrew twierdzeniom interwenienta nalezy uzna¢, iz skarzaca wnosi o uniewaznienie prawa do
zakwestionowanego wzoru na tej podstawie, ze nie spelnia on warunkéw okreslonych w art. 5, 6, 81 9
rozporzadzenia nr 6/2002, i ze w zwigzku z tym do niej nalezy zbadanie kazdego z tych warunkéw
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w $wietle podniesionych zarzutéw. W drugiej kolejnosci oddalita ona zarzut szczegétowy dotyczacy
braku nowosci zakwestionowanego wzoru. Uznala ona w tym wzgledzie, ze ustalono jedynie
udostepnienie wzoru widniejacego na ilustracji A oraz ze wzdr ten i zakwestionowany wzér wykazuja
oczywiste réznice. W trzeciej kolejnosci oddalita ona zarzut szczegétowy dotyczacy braku
indywidualnego charakteru zakwestionowanego wzoru. W czwartej kolejnosci uznala ona, ze
w zakresie, w jakim skarzaca nie podniosta zadnego argumentu dotyczacego wylaczen spod ochrony
zakwestionowanego wzoru przewidzianych w art. 8 i 9 rozporzadzenia nr 6/2002, Izba Odwotawcza
musi oddali¢ jej wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru w zakresie, w jakim opiera si¢ on na tych
przepisach, w $wietle wymogéw art. 63 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia. Nie poruszyla ona
natomiast w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji kwestii zastosowania w niniejszym przypadku art. 4
ust. 2 i 3 tegoz rozporzadzenia, bedacej przedmiotem zawiadomienia z dnia 16 maja 2018 r.
i pozniejszych uwag stron wskazanych, odpowiednio, w pkt 13 i 14 powyzej.

II. Zadania stron

Skarzaca formalnie wnosi do Sadu o:

»[A] [utrzymanie] w mocy wniosk[éw] Izby Odwotawczej [w przedmiocie podniesionej podstawy
uniewaznienia] i [stwierdzenie], Ze postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru opiera
sie¢ na podstawach uniewaznienia prawa do wzoru wspdlnotowego okreslonych w art. 4-9
[rozporzadzenia 6/2002], »wymagania dotyczace ochrony«”;

— ,[B] [przeprowadzenie] poréwnania z uwzglednieniem wszystkich przedstawionych dowodéw
i szczegdlnych okolicznosci tej sprawy”;

— ,[C] [uniewaznienie prawa do zakwestionowanego wzoru], poniewaz jest on prawie identyczny
i w konsekwencji stanowi prawie identyczng imitacje, bez upowaznienia ze strony skarzacej, wzoru

wykorzystywanego w obrocie”;

— ,[D] [uniewaznienie prawa do zakwestionowanego wzoru] z powodu braku indywidualnego
charakteru w poréwnaniu ze wzorami uprzednio udostepnionymi przez [skarzaca]”;

— ,[E] [uniewaznienie prawa do zakwestionowanego wzoru], po pierwsze, z tego powodu, ze jest on
objety zakazem ustanowionym w art. 8 ust. 1 i 2 [rozporzadzenia nr 6/2002], poniewaz wyglad
wzoru jest podyktowany wylacznie jego funkcja techniczna, a po drugie, w zakresie, w jakim jest
on objety absolutnym zakazem z art. 4 [rozporzadzenia nr 6/2002], gdyz stanowi cze$¢ skladowa
produktu zlozonego”;

— ,[F] utrzymanie w mocy decyzji Izby Odwotawczej [w zakresie, w jakim uznano w niej
zakwestionowany wzor za sprzeczny z przepisami art. 9 rozporzadzenia nr 6/2002]”;

— ,[G] [obciazenie kosztami] stron[y] przegrywajac|ej] sprawe”.
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie strony przegrywajacej sprawe kosztami postepowania.
Interwenient wnosi do Sadu o:

— utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji;

ECLILEU:T:2020:255 5



19

20

21

22

23

24

25

26

27

WryRrOK Z DNIA 10.6.2020 — Sprawa T-100/19
L. OLiva TorrAS/EUIPO — MECANICA DEL FRiO (URZADZENIA SPRZEGAJACE DO POJAZDOW)

— obciazenie strony skarzacej kosztami postepowania.

II1. Co do prawa

A. W przedmiocie dopuszczalnosci

EUIPO uwaza, ze skarga zawiera zadania majace na celu utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji, ktére
nie sa dopuszczalne. Ponadto podnosi ono, ze do Sadu nalezy rozstrzygniecie, czy z kontekstu skargi
mozna wywie$¢, ze zada sie stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji, i czy w konsekwencji
zadania majace na celu jej zmiane moga zosta¢ uznane za dopuszczalne. Na rozprawie EUIPO
wskazalo, Ze Zzadanie skarzacej majace na celu stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji,
przedstawione w trakcie jej wystapienia, nie widnieje w skardze.

Na rozprawie skarzaca na wezwanie Sadu uscislifa, ze wnosi o stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej
decyzji w calosci, w tym w zakresie, w jakim orzeczono w niej w przedmiocie zastosowania art. 8 i 9
rozporzadzenia nr 6/2002.

W tym wzgledzie nalezy najpierw przypomnie¢, ze na mocy art. 61 ust. 3 rozporzadzenia nr 6/2002 Sad
jest wlasciwy jedynie do stwierdzenia niewaznosci lub zmiany decyzji izb odwotawczych. Natomiast
jego zadaniem nie jest wydawanie wyrokéw deklaratoryjnych, wobec czego zadanie zmierzajace do
tego celu nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalne [zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 14 czerwca
2017 r., Aydin/EUIPO - Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T-95/16, niepublikowany,
EU:T:2017:388, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszym przypadku nalezy zauwazy¢, ze w czeéci skargi, ktéra skarzaca zatytulowata ,Zadania”,
wymienifa ona seri¢ siedmiu zadan, uszeregowanych od A do G, ktérych tres¢ przytoczono w pkt 16

powyze;j.

Po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze w ramach tych réznych zadan mozna wskaza¢ w sposdéb jasny
i jednoznaczny zadanie majace na celu uniewaznienie przez Sad prawa do zakwestionowanego wzoru
oraz zadanie majace w istocie na celu obciazenie EUIPO i interwenienta kosztami postepowania.

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze pozostale zadania skarzacej wymienione w czesci skargi zatytulowanej
»Zadania” nie stanowia w rzeczywisto$ci zadan jako takich. W szczegdlnosci ze sformutowania
pkt A—F tej czesci skargi oraz z powtodrzenia tego uszeregowania w porzadku alfabetycznym w czesci
»zarzuty i argumenty” skargi wynika, ze skarzaca przedstawia w nich etapy rozumowania, o ktérych
przyjecie w uzasadnieniu przyszlego wyroku zwraca sie do Sadu i ktére powinny jej zdaniem
prowadzi¢ do uniewaznienia prawa do zakwestionowanego wzoru.

Wreszcie, nalezy przypomnie¢, ze na rozprawie skarzaca o$wiadczyla w istocie, iz zada stwierdzenia
niewaznosci zaskarzonej decyzji w calosci.

W $wietle tych ustalen oraz wyjasnien zadania zawarte w skardze nalezy interpretowaé w nastepujacy
sposob.

W pierwszej kolejnosci z ustalen dokonanych w pkt 22-24 powyzej wynika, ze skarzaca nie
przedstawila zadan majacych na celu wydanie przez Sad wyroku deklaratoryjnego w rozumieniu
orzecznictwa przypomnianego w pkt 21 powyzej. Zwracajac sie bowiem do Sadu o utrzymanie
w mocy zaskarzonej decyzji w niektérych kwestiach lub o przeprowadzenie poréwnania kolidujacych
ze soba wzoréw przy uwzglednieniu wszystkich przedstawionych dowoddéw i okolicznosci niniejszego
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przypadku, skarzaca, jak wskazano w pkt 24 powyzej, ma na uwadze uzasadnienie przysztego wyroku,
a nie rozstrzygniecie, ktére ma zapas¢ w sentencji tego wyroku. W konsekwencji nie mozna
uwzgledni¢ rozwazarn EUIPO zmierzajacych do tego, by Sad odrzucit te zadania jako niedopuszczalne.

Ponadto, w $wietle uzasadnienia zaskarzonej decyzji oraz potwierdzajacych to wyjasnienn zlozonych
przez skarzaca na rozprawie, przedstawione przez nia w pkt F czesci ,Zadania” skargi zadanie majace
zgodnie z jego brzmieniem na celu to, aby Sad ,utrzymal w mocy” zaskarzona decyzje w zakresie,
w jakim uznano w niej zaskarzony wzdr za sprzeczny z przepisami art. 9 rozporzadzenia nr 6/2002,
nie moze by¢ rozumiane doslownie. Skoro bowiem w niniejszym przypadku Izba Odwotawcza wtasnie
wykluczyla zastosowanie tego przepisu, owo zadanie ,utrzymalnia] w mocy” nalezy w rzeczywisto$ci
interpretowaé, pomimo jego sformulowania, jako przedstawienie zarzutu dotyczacego btedu w ocenie
w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza nie uznala, Ze wzér ten jest sprzeczny z postanowieniami
wspomnianego artykutu.

W drugiej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze co sie tyczy przedstawionego w skardze zadania majgcego na
celu uniewaznienie prawa do zakwestionowanego wzoru, zmierza ono w rzeczywistosci do tego, by Sad
wydal rozstrzygniecie, ktére zdaniem skarzacej powinna byla wyda¢ Izba Odwolawcza, gdy
rozpatrywala sprawe. Z art. 60 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia nr 6/2002 wynika bowiem, ze izba
odwotawcza moze, uchyliwszy zaskarzona przed nia decyzje, skorzysta¢ z uprawnienn w granicach
kompetencji posiadanych przez instancje EUIPO, ktéra wydala owa decyzje, a zatem w niniejszym
przypadku uniewazni¢ prawo do zakwestionowanego wzoru. W rezultacie orzeczenia takie zaliczaja sie
do tych, ktére Sad moze wyda¢ w ramach przystugujacych mu kompetencji o charakterze
reformatoryjnym, okreslonych w art. 61 ust. 3 tego rozporzadzenia [zob. podobnie i analogicznie wyrok
z dnia 27 lutego 2014 r., Advance Magazine Publishers/OHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE),
T-509/12, EU:T:2014:89, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto skarzaca nie jest oczywiscie co do zasady uprawniona do zmiany pierwotnego przedmiotu
skargi poprzez zastapienie owych zadann majacych na celu zmiane zadaniami majacymi na celu
stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji, przedstawionymi po raz pierwszy na rozprawie [zob.
podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 27 stycznia 2000 r., Mulder i in./Rada i Komisja, C-104/89
i C-37/90, EU:C:2000:38, pkt 47; z dnia 21 kwietnia 2005 r., Holcim (Deutschland)/Komisja, T-28/03,
EU:T:2005:139, pkt 45].

Jednakze w $wietle tresci skargi i potwierdzajacych to wyjasnien przedstawionych przez skarzaca na
rozprawie nalezy uznaé, ze zadanie skarzacej majace na celu zmiane zaskarzonej decyzji zawiera
w sposob dorozumiany zadanie stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji [zob. podobnie wyrok
z dnia 7 listopada 2013 r., Budziewska/OHIM - Puma (Zwierze z rodziny kotowatych w fazie
wyskoku), T-666/11, niepublikowany, EU:T:2013:584, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo]. To
w ramach badania skargi co do istoty zadaniem Sadu bedzie rozstrzygniecie, na wypadek gdyby jeden
z zarzutéw skargi byl zasadny, czy zarzut ten jest w stanie umozliwi¢ mu dokonanie zmiany
zaskarzonej decyzji na podstawie ustalonych elementéw stanu faktycznego i prawnego, lub
w przeciwnym wypadku, czy zarzut ten moze prowadzi¢ jedynie do stwierdzenia niewaznosci tej decyzji
[zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 26 wrzeénia 2014 r. w sprawie Koscher + Wiirtz/OHIM —
Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T-445/12, EU:T:2014:829, pkt 39
i przytoczone tam orzecznictwo].

Nalezy zatem uzna(, ze skarzaca wnosi do Sadu, po pierwsze, o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej

decyzji, a po drugie, o jej zmiane poprzez uniewaznienie prawa do zakwestionowanego wzoru, i ze
zadania te sa dopuszczalne.
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B. Co do istoty

Na poparcie skargi skarzaca podnosi w istocie sze$¢ zarzutéw. W ramach zarzutu pierwszego twierdzi
ona, ze postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku opiera si¢ na podstawach
uniewaznienia okres§lonych w art. 4—9 rozporzadzenia nr 6/2002 i ze nalezy zbadaé¢ kazda z tych
podstaw. Zarzut drugi dotyczy bledu w ocenie, jaki zdaniem skarzacej popetnita Izba Odwotawcza,
uznajac, ze wczesniejsze udostepnienie wzoru zostalo ustalone jedynie w odniesieniu do ilustracji
A. Zarzuty trzeci i czwarty dotycza bledéw w ocenie w odniesieniu, odpowiednio, do braku nowosci
zakwestionowanego wzoru i braku jego indywidualnego charakteru. Zarzut piaty dotyczy braku
uzasadnienia i bleddw w ocenie popelnionych przez Izbe Odwolawcza w odniesieniu do istnienia
wylaczen spod ochrony zakwestionowanego wzoru. Sklada sie on z dwdch czesci, z ktérych pierwsza
dotyczy tego, ze Izba Odwolawcza nie wypowiedziala w przedmiocie wylaczenia tego wzoru spod
ochrony wynikajacego zgodnie z przepisami art. 8 rozporzadzenia nr 6/2002 z tego, ze jego postac jest
wylacznie podyktowana jego funkcja techniczng, a druga dotyczy tego, ze Izba Odwolawcza nie
uniewaznila prawa do niego na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 tego rozporzadzenia w zakresie, w jakim
stanowi on cze$¢ skladowa produktu zlozonego, ktéra nie jest widoczna po wlaczeniu do niego.
Zarzut szosty dotyczy w istocie bledu w ocenie popelnionego przez Izbe Odwolawcza poprzez
oddalenie wniesionego do niej odwotania w zakresie, w jakim bylo ono oparte na art. 9 tegoz
rozporzadzenia.

1. W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia prawa przez Izbe Odwolawczg w zakresie,
w jakim pomimo jej rozwazan, zgodnie z ktorymi postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do
znaku odnosito sie do wymogow art. 4-9 rozporzgdzenia nr 6/2002, Izba Odwotawcza odmowita
rozpatrzenia niektorych z tych wymogoéw

Skarzaca podnosi, ze w pkt 18-23 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stwierdzila, iz jej wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku jest zgodny z art. 25 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 i z art. 28
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 pazdziernika 2002 r. wykonujacego
rozporzadzenie nr 6/2002 (Dz.U. 2002, L 341, s. 28). Wnosi ona do Sadu o utrzymanie w mocy tych
ustalen i zbadanie kazdej z podstaw uniewaznienia okre§lonych w art. 4—9 rozporzadzenia nr 6/2002.

EUIPO nie przedstawia uwag w tym wzgledzie. Interwenient wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze interwenient podniést przed Izba Odwotawcza, iz skarzaca powotata
sie na brak nowosci zakwestionowanego wzoru na podstawie art. 5 rozporzadzenia nr 6/2002, ale nie
na brak indywidualnego charakteru na podstawie art. 6 tego rozporzadzenia. Dlatego wlasnie instancja
ta zbadala w poczatkowej czesci uzasadnienia zaskarzonej decyzji kwestie zakresu zlozonego przez
skarzaca wniosku o uniewaznienie prawa do znaku, a w konsekwencji kwestie zakresu swojego
wlasnego badania.

W pkt 18-23 zaskarzonej decyzji, do ktérych odnosi sie skarzaca w ramach omawianego zarzutu, Izba
Odwolawcza uznala, ze podstawa uniewaznienia okreslona w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 6/2002, na ktéra powolano sie we wniosku skarzacej o uniewaznienie prawa do wzoru,
a mianowicie okolicznos$¢, ze sporny wzér nie spelnia wymogéw art. 4-9 tego rozporzadzenia, jest
zgodnie z wyrazng wola prawodawcy niezalezng i niepodzielna podstawa uniewaznienia, ktéra
obejmuje wszystkie te wymogi. Wywiodla ona zatem z tego, ze éw wniosek o uniewaznienie prawa do
znaku oznacza, iz zdaniem skarzacej zakwestionowany wzdér nie spelnia zadnego z warunkéw
okreslonych w art. 5, 6, 8 i 9 oraz ze powinna ona zbada¢ kazdy z tych warunkéw w $wietle
podniesionych zarzutéw zgodnie z przepisami art. 63 ust. 1 rozpatrywanego rozporzadzenia.

Jednakze chociaz Izba Odwotawcza zbadala co do istoty, czy warunki okre§lone w art. 5 i 6

rozporzadzenia nr 6/2002, a mianowicie nowos¢ i indywidualny charakter zakwestionowanego wzoru,
zostaly spelnione w niniejszym przypadku, uznata ona, ze jest zobowiazana na mocy art. 63 ust. 1 tego
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rozporzadzenia oddali¢ wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru w zakresie, w jakim opieral si¢ on na
art. 8 i 9 tego rozporzadzenia, ze wzgledu na to, ze skarzaca nie podniosta zadnego argumentu
dotyczacego warunkéw okre$lonych we wspomnianych art. 8 i 9. A zatem Izba Odwotawcza nie
zbadala, czy zakwestionowany wzér spelnial te warunki. Ponadto w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji
nie odniosta sie ona do kwestii zastosowania art. 4 ust. 2 i 3 tegoz rozporzadzenia.

W niniejszym przypadku w ramach omawianego zarzutu skarzaca nie zakwestionowata wyraznie jednej
z tych czesci zaskarzonej decyzji ani nie powotala sie na blad popelniony przez Izbe Odwotawcza.
Whnosi ona jednak do Sadu o potwierdzenie wstepnych rozwazan Izby Odwotawczej, o ktérych mowa
w pkt 37 powyzej, oraz o zbadanie kazdego z warunkéw okreslonych w art. 4-9 rozporzadzenia
nr 6/2002. Nalezy zatem uznal, ze powoluje sie ona w sposéb dorozumiany na naruszenie prawa
przez te instancje w zakresie, w jakim pomimo tych wstepnych rozwazan nie przeprowadzila ona
badania kazdego z tych warunkéw.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze wykladnia art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002
przedstawiona przez Izbe Odwolawcza w pkt 18-23 zaskarzonej decyzji jest trudna do pogodzenia ze
stwierdzeniami zawartymi w pkt 66 i 68 tej decyzji, zgodnie z ktérymi art. 63 ust. 1 zdanie drugie tego
rozporzadzenia stoi na przeszkodzie temu, by Izba Odwolawcza wypowiedziala sie w przedmiocie
zastosowania jego art. 8 i 9 w braku argumentu skarzacej dotyczacego nieposzanowania wskazanych
przepisow.

Biorac bowiem pod uwage zalozenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym w ramach zlozonego przez
skarzaca wniosku o uniewaznienie prawa do znaku w zakresie, w jakim opiera si¢ on na podstawie
uniewaznienia okreslonej w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, odnosi si¢ on nieuchronnie
do wszystkich warunkéw okreslonych w art. 5, 6, 8 i 9 tego rozporzadzenia, nalezy logicznie wywies¢
z tego, ze na Izbie Odwotawczej ciazy obowiazek zbadania co do istoty wspomnianych warunkoéw.
W ramach takiej koncepcji nalezy bowiem uznaé, ze nieposzanowanie kazdego z tych warunkéw
zostalo podniesione przez skarzaca jako zarzut na poparcie jej wniosku o uniewaznienie prawa do
znaku.

Ponadto przedstawiona przez Izbe Odwolawcza wykladnia art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 6/2002 jest réwniez trudna do pogodzenia z okoliczno$cia, ze wymienia ona jedynie w ramach
warunkéw, na ktérych nieprzestrzeganie skarzaca zamierzala si¢ jej zdaniem powolad, art. 5, 6, 8 i 9
tego rozporzadzenia, a pomija w tym zakresie warunki okreslone w jego art. 4 ust. 2 i 3. Poza tym, jak
wskazano w pkt 38 powyzej, Izba Odwotawcza nie odniosta si¢ wyraznie do kwestii zastosowania
w niniejszym przypadku tych ostatnich warunkéw, cho¢ uczynita to w odniesieniu do warunkéw
okreslonych w art. 5, 6, 8 1 9 w celu oddalenia odwolania skarzacej.

Nalezy za$, po pierwsze, zauwazy¢, ze brzmienie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 odnosi
sie wyraznie do art. 4—9 tego rozporzadzenia, nie wylaczajac jego art. 4 ust. 2 i 3. Po drugie, te
ostatnie przepisy okreslaja podstawowe warunki ochrony wzoru odnoszace sie konkretnie do czesci
sktadowej produktu zlozonego w rozumieniu art. 3 lit. c) tego rozporzadzenia i odnoszace sie, po
pierwsze, do widocznosci tej czeséci skltadowej po jej wlaczeniu do wspomnianego produktu zlozonego
podczas zwyklego uzywania, a po drugie, do nowosci i indywidualnego charakteru widocznych cech
wspomnianej czesci sktadowej [zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 21 wrze$nia 2017 r., Easy
Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720, pkt 63; z dnia
9 wrzesnia 2014 r., Biscuits Poult/OHIM — Banketbakkerij Merba (Ciastko), T-494/12, EU:T:2014:757,
pkt 20, 21].

W konsekwencji Izba Odwotawcza powinna byla logicznie wywie$¢ z dokonanej przez siebie wykladni
art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, ze skarzaca zamierzala powolac sie na poparcie wniosku
o uniewaznienie prawa do znaku nie tylko na art. 5, 6, 8 i 9 tego rozporzadzenia, ale réwniez na art. 4
ust. 2 i 3 wspomnianego rozporzadzenia.
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Niemniej jednak bledy te moga prowadzi¢ do uwzglednienia niniejszego zarzutu tylko wtedy, gdy
przedstawiona w pkt 18-23 zaskarzonej decyzji wykladnia art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 6/2002 sama w sobie jest wolna od bledu, co nalezy zbada¢ ponizej. W tym wzgledzie nalezy
zbada¢é, po pierwsze, czy — jak twierdzi Izba Odwolawcza — prawodawca zamierzal wyraznie nada¢
okreslonej w tych przepisach podstawie uniewaznienia niepodzielny charakter, a po drugie, w jakim
zakresie przepisy art. 63 ust. 1 zdanie drugie tego rozporzadzenia, zgodnie z ktérymi w trakcie
postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku badania sa ograniczone do okolicznosci
faktycznych, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony, ograniczaja zakres badania przez
instancje EUIPO tej podstawy uniewaznienia prawa do znaku.

a) W przedmiocie tego, czy prawodawca zamierzat nadal niepodzielny charakter podstawie
uniewaznienia okreslonej w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 6/2002

Przede wszystkim nalezy przypomnieé, ze na mocy art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 prawo
do wzoru zostaje uniewaznione, gdy nie spelnia wymogéw art. 4-9 tego rozporzadzenia. Zgodnie
z art. 52 ust. 1 tegoz rozporzadzenia, z zastrzezeniem art. 25 ust. 2, 3, 4 i 5, kazda osoba fizyczna lub
prawna, jak réwniez upowazniony organ publiczny, moze ztozy¢ w EUIPO wniosek o uniewaznienie
prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego. Na mocy art. 53 ust. 1 wspomnianego
rozporzadzenia, jezeli EUIPO uzna, ze wniosek o uniewaznienie jest dopuszczalny, bada, czy podstawy
uniewaznienia wymienione w art. 25 stanowia przeszkode utrzymania zarejestrowanego wzoru
wspoélnotowego.

Nastepnie nalezy zauwazy¢, ze nagldwek art. 25 rozporzadzenia nr 6/2002, ,Podstawy uniewaznienia”,
oraz odeslania w ust. 2 tego artykulu do ,podstaw[y] przewidzian[ej] w ust. 1 lit. ¢)”, a w ust. 4 do
»podstaw[y] przewidzian[ej] w ust. 1 lit. g)” wskazuja, ze kazdy z tych przypadkéw uniewaznienia
wymienionych w sposéb wyczerpujacy w ust. 1 wspomnianego artykulu stanowi niezalezna podstawe
uniewaznienia.

Wreszcie, nalezy zauwazy¢, ze art. 28 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 2245/2002 stanowi
w szczegdlnosci:

»1. Wniosek do Urzedu o uniewaznienie, na podstawie art. 52 rozporzadzenia [...] nr 6/2002, zawiera:

[...]

b) w odniesieniu do podstaw, na ktérych oparty jest wniosek:
(i) wskazanie podstaw uniewaznienia na poparcie wniosku o uniewaznienie;

[...]

(v) jezeli podstawa uniewaznienia jest to, ze zarejestrowany wzdér wspélnotowy nie spelnia
wymagan okreslonych w art. 5 lub 6 rozporzadzenia [...] nr 6/2002, wskazanie
i przedstawienie wczes$niejszych wzoréw, ktére moglyby stanowi¢ przeszkode dla uznania
nowosci lub indywidualnego charakteru zarejestrowanego wzoru wspélnotowego, jak réwniez
dokumenty dowodzace istnienia tych wcze$niejszych wzoréw;

(vi) wskazanie stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych na poparcie tych
podstaw”.

Z Yacznej lektury tych przepisow wynika zatem, ze wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru oparty na
art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, o ile jest on zgodny z wymogami art. 28 rozporzadzenia
nr 2245/2002, w szczegélnosci z ust. 1 lit. b) tego artykulu, przyznaje co do zasady instancjom EUIPO
uprawnienie do zbadania, czy wzdr wspélnotowy spetnia wszystkie warunki okreslone w art. 4-9 tego
rozporzadzenia w $wietle stanu faktycznego, dowoddw i argumentéw przedstawionych na poparcie tego
wniosku.
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W niniejszym przypadku Izba Odwotawcza nie popelnila btedu, stwierdzajac, ze wniosek skarzacej
o uniewaznienie prawa do znaku zlozono za pomoca formularza zawierajacego w szczegdlnosci
rubryke zatytulowana ,Podstawy”, w ktérej skarzaca zaznaczyla pole odpowiadajace nastepujacemu
sformutowaniu: ,zakwestionowany wzér wspélnotowy nie spelnia wymogéw przewidzianych
w art. 4-9 [rozporzadzenia nr 6/2002]”. Wydzial Uniewaznienr i Izba Odwolawcza byly zatem co do
zasady wlasciwe do zbadania, czy zakwestionowany wzoér spelnia te wymogi w S$wietle stanu
faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawionych przez skarzaca na poparcie jej wniosku.

Jednakze nie wynika z tego, ze przepisy art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy
interpretowaé w ten sposob, ze za kazdym razem, gdy EUIPO rozpatruje oparty na nich wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku, wniosek ten zasadniczo wymaga, aby urzad ten sprawdzil, czy
zakwestionowany wzdr spelnia wszystkie wymogi art. 4—9 tego rozporzadzenia.

Oczywiscie, brzmienie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 odnosi sie¢ do przypadku, w ktérym
zakwestionowany wzér nie spelnia ,wymogéw art. 4-9”, a nie do przypadku, w ktérym nie spelnia on
jednego lub kilku ze wspomnianych wymogéw, co moze sugerowa¢ konieczno$¢ zbadania wszystkich
tych wymogéw w sposdéb ogdlny i nierozdzielnie.

Jednakze nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wykladni
przepisu prawa Unii nalezy bra¢ pod uwage nie tylko jego brzmienie, lecz takze kontekst oraz cele
regulacji, ktorej czes¢ on stanowi. Geneza przepisu prawa Unii réwniez moze dostarczy¢ informacji
istotnych dla jego wykladni (zob. wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato, C-397/16
i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku, co sie tyczy, po pierwsze, kontekstu, nalezy wskaza¢, ze warunki okreslone
w art. 4-9 rozporzadzenia nr 6/2002 maja charakter kumulatywny, tak ze niedochowanie jednego
z nich moze samo w sobie prowadzi¢ do uniewaznienia prawa do rozpatrywanego wzoru.

Tak wiec zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wzér wspélnotowy jest chroniony w zakresie,
w jakim ten wzér jest nowy i posiada indywidualny charakter. W konsekwencji, jezeli jeden z tych
warunkéw, ktérych kryteria stosowania zostaly okres$lone, odpowiednio, w art. 5 i 6 wspomnianego
rozporzadzenia, nie jest spelniony, rozpatrywany wzoér nie moze by¢ chroniony, a zatem prawo do
niego nalezy uniewazni¢ na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia bez
koniecznos$ci badania, czy drugi warunek zostal spelniony, czy tez nie [zob. podobnie postanowienie
z dnia 10 maja 2019 r., Zott/EUIPO — TSC Food Products (Prostokatne ciastko gotowe do zjedzenia),
T-517/18, niepublikowane, EU:T:2019:323, pkt 60].

Podobnie szczegélne warunki ochrony wzoru wspdlnotowego odnoszace sie¢ do czesci skladowej
produktu zlozonego, o ktérych mowa w art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002, stoja same w sobie
na przeszkodzie utrzymaniu wzoru objetego jego zakresem stosowania, w sytuacji gdy zadna z cech
przedstawionej czesci nie spelnia tych warunkéw [zob. podobnie wyroki: z dnia 20 stycznia 2015 r.,
Aic/OHIM - ACV Manufacturing (Wklady wymiennikéw ciepta), T-616/13, niepublikowany,
EU:T:2015:30, pkt 21; z dnia 20 stycznia 2015 r., Aic/OHIM - ACV Manufacturing (Wkiady
wymiennikéw ciepta), T-617/13, niepublikowany, EU:T:2015:32, pkt 21].

Analogicznego ustalenia nalezy dokona¢ w odniesieniu do przestanek wylaczenia spod ochrony wzoru
wspdlnotowego, wskazanych w art. 8 ust. 1, 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 i dotyczacych, po
pierwsze, okolicznosci, ze cechy postaci produktu wynikaja wylacznie z jego funkcji technicznej, a po
drugie, okolicznosci, ze musza one by¢ koniecznie odtworzone w dokladnej formie i wymiarach, aby
stuzy¢ do polaczenia z innymi produktami.

Wreszcie, co si¢ tyczy postanowien art. 9 rozporzadzenia nr 6/2002, zgodnie z ktérymi wzor

wspdlnotowy nie obejmuje wzoru sprzecznego z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
z ich brzmienia wynika w sposéb oczywisty, ze maja one na celu ochrone szczegélnego interesu
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ogdlnego, niezaleznego od interesu lezacego u podstaw art. 4—8 tego rozporzadzenia, i uniemozliwienie
w tym celu jakiejkolwiek ochrony takiego wzoru sprzecznego ze wspomnianym interesem ogdélnym
[zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 15 marca 2018 r., La Mafia Franchises/EUIPO — Wtochy
(La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T-1/17, EU:T:2018:146, pkt 25].

Ponadto przepisy art. 4-9 rozporzadzenia nr 6/2002 wymagaja zastosowania odmiennych kryteriéow
prawnych [zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 14 marca 2018 r., Gifi Diffusion/EUIPO — Crocs
(Obuwie), T-424/16, niepublikowany, EU:T:2018:136, pkt 48].

W szczegbélnosci zatem z art. 5-7 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze zastosowanie wlasciwych
kryteriéw prawnych w odniesieniu do oceny zaréwno nowosci zakwestionowanego wzoru, jak i jego
indywidualnego charakteru zaklada istnienie jednego lub kilku wcze$niejszych wzoréw, ktérych
udostepnienie musi zosta¢ wykazane przez wnoszacego o uniewaznienie prawa do znaku. W tym
wzgledzie, jak przypomniano w pkt 48 powyzej, z art. 28 ust. 1 lit. b) ppkt (v) rozporzadzenia
nr 2245/2002 wynika, ze jezeli wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru opiera si¢ na naruszeniu
wymagan okreslonych w art. 5 i 6 rozporzadzenia nr 6/2002, musi on zawiera¢ wskazanie
i przedstawienie wcze$niejszych wzoréw, ktére moglyby stanowi¢ przeszkode dla uznania nowosci lub
indywidualnego charakteru zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, jak réwniez dokumenty
dowodzace istnienia tych wczesniejszych wzordéw.

Natomiast istnienie takiego wczes$niejszego wzoru i dotyczace go wymogi dowodowe nie sa niezbedne
do dokonania oceny, czy cechy czesci skladowej produktu zlozonego sa widoczne w ramach
warunkéw okreslonych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002. Nie jest ono tym bardziej
niezbedne do dokonania oceny, czy cechy postaci produktu wynikaja wylacznie z jego funkcji
technicznej lub czy musza by¢ koniecznie odtworzone w dokladnej formie i wymiarach dla celéw
polaczenia tego produktu z innym produktem w ramach warunkéw okreslonych, odpowiednio,
w art. 8 ust. 1 oraz w art. 8 ust. 2 i 3 tego rozporzadzenia. Ponadto wymogi te sa pozbawione
znaczenia dla stosowania warunku okre$lonego w art. 9 wspomnianego rozporzadzenia.

Analizy przedstawionej w pkt 54—61 nie podwaza okoliczno$¢, ze warunki okreslone, odpowiednio,
w art. 4 ust. 2 i 3, art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 moga sta¢ na
przeszkodzie jedynie ochronie jednej lub kilku cech produktu bedacego przedmiotem
zakwestionowanego wzoru lub jego postaci i ze w takim przypadku nalezy sprawdzié, czy pozostale
cechy, ktére nie sa wylaczone spod ochrony, wykazuja wymagana nowo$¢ i wymagany indywidualny
charakter [zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 9 wrze$nia 2011 r., Kwang Yang Motor/OHIM
— Honda Giken Kogyo (Silnik spalinowy wewnetrznego spalania), T-10/08, niepublikowany,
EU:T:2011:446, pkt 19; z dnia 21 maja 2015 r., Senz Technologies/fOHIM - Impliva (Parasole),
T-22/13 i T-23/13, niepublikowany, EU:T:2015:310, pkt 101].

W takim przypadku bowiem kwestia, czy warunki te stoja na przeszkodzie ochronie jednej lub kilku
cech produktu bedacego przedmiotem zakwestionowanego wzoru lub jego postaci, powinna zosta
rozstrzygnieta, zanim bedzie mozliwe orzeczenie w przedmiocie nowego i indywidualnego charakteru
cech, ktorych te warunki nie dotycza, a zatem stanowi kwestie wstepna [zob. podobnie i analogicznie
wyrok z dnia 12 maja 2016 r., mobile.international/ EUIPO — Rezon (mobile.de), T-322/14 i T-325/14,
niepublikowany, EU:T:2016:297, pkt 76, utrzymany w mocy w postgpowaniu odwotawczym wyrokiem
z dnia 28 lutego 2018 r., mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, pkt 88]. Ta kwestia wstepna
powinna by¢ zatem przedmiotem badania odrebnego i niezaleznego od badania dotyczacego nowosci
i indywidualnego charakteru innych cech rozpatrywanego produktu lub jego postaci (zob. podobnie
i analogicznie wyrok z dnia 9 wrze$nia 2011 r., Silnik spalinowy wewnetrznego spalania, T-10/08,
niepublikowany, EU:T:2011:446, pkt 19, 20).

Co sie tyczy, po drugie, celéow art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, nalezy zauwazy¢, ze jak

wskazala Komisja w uzasadnieniu wniosku dotyczacego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wzoréw wspélnotowych z dnia 3 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, C 29, s. 20),
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w odniesieniu do art. 56—58 tego wniosku (obecnie art. 52—54 rozporzadzenia nr 6/2002) postepowanie
w sprawie uniewaznienia prawa do znaku stanowi podstawowy instrument umozliwiajacy instancjom
EUIPO kontrole waznosci wzoru wspélnotowego po jego rejestracji.

Artykul 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 odgrywa zatem decydujaca role w realizacji tego celu,
skoro przyznaje on instancjom EUIPO, w ramach rozpatrywania pojedynczego wniosku
o uniewaznienie prawa do wzoru, uprawnienie do kontroli poszanowania podstawowych warunkéw
ochrony wzoru wspdlnotowego, ktére zostaly okreslone w art. 4—9 tego rozporzadzenia.

Skuteczno$¢ postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku nie wymaga jednak, by w razie
gdy instancje EUIPO rozpatruja wniosek o uniewaznienie prawa do znaku oparty na podstawie
okreslonej w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, musialy one ipso facto i kazdorazowo
uznad, ze powinny one rozpatrzy¢ niedochowanie wszystkich wymogéw art. 4—9 tego rozporzadzenia.

Jak bowiem wtasnie wskazano w pkt 54-58 powyzej, wystarczy, by jeden z tych wymogéw nie zostal
dochowany przez zakwestionowany wzér w calosci, aby EUIPO moglo uniewazni¢ prawo do niego
i aby w konsekwencji cel kontroli waznos$ci tego wzoru zostal spelniony, bez koniecznosci badania
przez ten urzad pozostalych wymogéw.

Ponadto, przy uwzglednieniu okolicznosci, ze do wymogéw tych stosuja sie odmienne kryteria prawne,
badanie stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawionych na poparcie wniosku
o uniewaznienie prawa do znaku w celu wykazania, iz jeden z tych wymogéw nie jest spelniony,
niekoniecznie okazuje sie istotne dla sprawdzenia, czy inny z nich réwniez nie zostal niedochowany.
Ponadto takie badanie moze wymaga¢ ze strony EUIPO koniecznosci dokonania wysoce technicznych
ocen (zob. podobnie wyrok z dnia 20 pazdziernika 2011 r., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,
C-281/10 P, EU:C:2011:679, pkt 67). W rezultacie skuteczno$¢ postepowania w sprawie uniewaznienia
prawa do znaku moglaby zosta¢ zagrozona, w razie gdyby EUIPO musialo kazdorazowo bada¢
wszystkie wspomniane wymogi, nawet w przypadku, gdyby okolicznosci faktyczne, dowody
i argumenty przedstawione przez strony byly istotne tylko dla badania jednego z tych wymogéw lub
czesci z nich.

Z tego wzgledu nalezy stwierdzi¢, ze brzmienie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 w $wietle
jego kontekstu i celéw nalezy interpretowa w ten sposob, ze niekoniecznie wymaga on badania
poszanowania wszystkich wymogéw art. 4-9 tego rozporzadzenia, lecz moze wymagaé, w zaleznosci
od stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawionych przez strony, badania wylacznie
poszanowania jednego z tych wymogéw lub czesci z nich.

b) W przedmiocie tego, w jakiej mierze przepisy art. 63 ust. 1 zdanie drugie rozporzgdzenia nr 6/2002
ograniczajg zakres badania przez instancje EUIPO podstawy uniewaznienia okreslonej w art. 25 ust. 1
lit. b) tego rozporzgdzenia

Co sie tyczy wykladni art. 63 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia nr 6/2002, nalezy przypomnie¢, ze
zgodnie z utrwalonym orzecznictwem analogiczne przepisy art. 95 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1) nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze instancje EUIPO
w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu moga oprze¢ swoja decyzje wylacznie na wzglednych
podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez zainteresowana strone oraz na odnoszacych sie
do nich faktach i dowodach przedstawionych przez strony. Jednakze nie wyklucza to w szczegélnosci,
by instancje EUIPO mogly wzia¢ pod uwage, oprocz faktéw wyraznie podniesionych przez strony
postepowania w sprawie sprzeciwu, fakty powszechnie znane ani by zbadaly kwestie prawna, nawet
jesli nie zostala ona podniesiona przez strony, jezeli rozstrzygniecie tej kwestii jest niezbedne w celu
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zapewnienia wlasciwego zastosowania odpowiednich przepiséw [zob. podobnie wyrok z dnia
15 pazdziernika 2018 r., Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion/EUIPO — Pink Lady America
(WILD PINK), T-164/17, niepublikowany, EU:T:2018:678, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].

Orzecznictwo to ma zastosowanie mutatis mutandis do zakresu badania przeprowadzanego przez
instancje EUIPO w ramach okreslonego w art. 63 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia nr 6/2002
postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru wspdlnotowego [zob. podobnie wyrok z dnia
23 pazdziernika 2018 r., Mamas and Papas/EUIPO — Wall-Budden (Ostona na 16zeczko), T-672/17,
niepublikowany, EU:T:2018:707, pkt 31, 32, 35 i przytoczone tam orzecznictwo]. W tym wzgledzie
Trybunal przypomnial w szczegélnosci, ze gdy wnoszacy o uniewaznienie podnosi podstawe
uniewaznienia przewidziana w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, to do niego nalezy
przedstawienie dowodéw pozwalajacych wykazaé, ze rozpatrywany zakwestionowany wzér nie spelnia
wymogéw art. 4-9 tego rozporzadzenia (wyrok z dnia 21 wrze$nia 2017 r., Easy Sanitary Solutions
i EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720, pkt 60).

W niniejszym przypadku zatem to wlasnie w $wietle okolicznosci faktycznych i prawnych
przedstawionych na poparcie wniosku skarzacej o uniewaznienie prawa do znaku do Izby
Odwotawczej nalezalo ustalenie tych wymogéw w art. 4-9 rozporzadzenia nr 6/2002, ktérych
niedochowanie podniesiono w niniejszej sprawie i ktére powinna byla zbadaé przy uwzglednieniu
w razie potrzeby faktéw powszechnie znanych i kwestii prawnych niepodniesionych przez strony, lecz
koniecznych do zastosowania wlasciwych przepiséw.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwotawcza niestusznie uznata, iz z uwagi na fakt, ze
wniosek skarzacej o uniewaznienie prawa do znaku opiera sie na art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 6/2002, skarzaca zamierzala powota¢ sie na niedochowanie przez zakwestionowany wzér ogélu
wymogdéw przewidzianych w art. 5, 6, 8 i 9 wspomnianego rozporzadzenia.

W konsekwencji, wbrew temu, co sugeruje skarzaca w ramach omawianego zarzutu, Izba Odwolawcza
nie mogla by¢ zobowigzana do zbadania, czy zakwestionowany wzér spelnia wszystkie wymogi
przewidziane w art. 4-9 rozporzadzenia nr 6/2002, jedynie na tej podstawie, ze jej wniosek
o uniewaznienie prawa do wzoru opieratl si¢ na art. 25 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia.

Ponadto okoliczno$¢, ze mimo zalozenia, zgodnie z ktérym podstawa uniewaznienia okreslona
w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 jest niepodzielna, Izba Odwolawcza uznata sie za
niewlasciwa do zbadania co do istoty zastosowania art. 8 i 9 tego rozporzadzenia, oraz okolicznos¢, ze
nie wypowiedziala sie¢ w kwestii zastosowania warunkéw okres$lonych w art. 4 ust. 2 i 3 wspomnianego
rozporzadzenia, nie maja znaczenia w ramach omawianego zarzutu. Jak bowiem stwierdzono w pkt 73
powyzej, zaloZenie to jest bledne.

Zarzut pierwszy nalezy zatem oddalié.

Analize skargi nalezy kontynuowac poprzez zbadanie drugiej czesci zarzutu piatego.

2. W przedmiocie drugiej czesci zarzutu pigtego, dotyczacej tego, ze Izba Odwolawcza nie uniewaznita
prawa do zakwestionowanego wzoru na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia nr 6/2002
w zakresie, w jakim stanowi on cze$¢ sktadowa produktu ztozonego, niewidoczng po jej wlaczeniu do
tego produktu

Skarzaca odsyla do uwag przedstawionych przez nia w nastepstwie zawiadomienia z dnia 16 maja
2018 r. Twierdzi ona, ze zakwestionowany wzér jest objety definicja zawarta w art. 4 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 6/2002 jako cze$¢ skladowa produktu zlozonego niewidoczna po jej wlaczeniu do
wspomnianego produktu podczas zwyklego uzywania przez uzytkownika koncowego i ze z tego
wzgledu prawo do niego nalezy uniewazni¢. Podnosi ona, Ze z uwagi na to, iz cze$¢ ta jest
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zainstalowana pomiedzy silnikiem pojazdu a urzadzeniem chlodniczym, a pokrywa komory silnika
wspomnianego pojazdu jest zamknieta, wspomniana cze$¢ calkowicie znika z pola widzenia
konncowego uzytkownika pojazdu, czyli jego kierowcy. Twierdzi ona, ze okolicznosci te zostaly
wskazane we wspomnianym zawiadomieniu z dnia 16 maja 2018 r. i w ramach twierdzen
przedstawionych przez strony w toku postepowania, ale ze Izba Odwotawcza nie odniosta si¢ w zaden
sposob do tego zawiadomienia i do tych twierdzen. Uwaza ona, Ze ta ostatnia nie spelnila cigzacego na
niej obowiazku uzasadnienia.

W odpowiedzi EUIPO przyznaje, ze w zawiadomieniu z dnia 16 maja 2018 r. wezwano strony do
wypowiedzenia sie w kwestii, czy prawo do zakwestionowanego wzoru nalezy uniewazni¢ w $wietle
art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002. Zauwaza ono, ze zgodnie z art. 10 rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiajacego regulamin wewnetrzny izb odwotawczych
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 1996, L 28,
s. 11) Izba Odwolawcza nie jest zwigzana zawiadomieniem skierowanym przez sprawozdawce do stron
w kwestii tego, czy prawo do zakwestionowanego wzoru nalezy uniewazni¢ na podstawie art. 4 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002. Ponadto twierdzi ono, ze skoro skarzaca powolala si¢ zaréwno przed
Wydzialem Uniewaznien, jak i przed Izba Odwotawcza jedynie na art. 4 ust. 1 tego ostatniego
rozporzadzenia, Izba Odwolawcza nie miala prawa wypowiedzie¢ si¢ w przedmiocie zastosowania
w niniejszym przypadku ust. 2 i 3 tego artykulu, gdyz w przeciwnym razie doszloby do zmiany
przedmiotu sporu z naruszeniem art. 63 ust. 1 tegoz rozporzadzenia. Wreszcie, twierdzi ono, ze brak
uzasadnienia zaskarzonej decyzji wynikajacy z tego, iz Izba Odwolawcza nie przedstawila powoddw,
dla ktérych nie wypowiedziala sie¢ w tej kwestii, jest bez znaczenia, poniewaz gdyby to uczynita,
orzeklaby ultra petita.

Interwenient odnosi si¢ w istocie do argumentacji przedstawionej w ramach pierwszej czesci zarzutu
piatego. W tym wzgledzie wskazal on, ze cze$¢ odpowiadajaca zakwestionowanemu wzorowi moze
zby¢ uzywana do innych celéw spoza gtéwnego rynku zbytu, jak sam wykazal w ramach postepowania
w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru. Wymagania klientéw skarzacej w odniesieniu do tej czesci
sa wedlug interwenienta w tym wzgledzie nieistotne. Interwenient dodaje, ze w ramach zastosowan
lub sposobéw uzywania innych niz te, na ktére powoluje sie skarzaca i ktérych przedmiotem moze
by¢ czes¢ odpowiadajaca zakwestionowanemu wzorowi, cze$¢ ta niekoniecznie bedzie niewidoczna.
Wreszcie, powtarza on argument podniesiony juz w ramach pierwszej czesci zarzutu piatego, zgodnie
z ktérym Izba Odwotawcza stusznie wskazala na sprzeczno$¢ zachowania skarzacej, ktéra przed
wszczeciem postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru zglosita do rejestracji identyczny
wzdr. Na koniec podnosi ona, ze skarzaca nie powolala si¢ we wniosku o uniewaznienie prawa do
znaku na art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 i ze na przepis ten, ktéry nie moze by¢ zastosowany
z urzedu, nie mozna juz si¢ obecnie powofac.

W niniejszym przypadku nalezy zauwazy¢, ze niniejsza cze$¢ zarzutu pigtego obejmuje w istocie dwa
odrebne zarzuty szczegélowe, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia obowiazku uzasadnienia
w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza nie wypowiedziala si¢ w zaskarzonej decyzji w przedmiocie
warunkéw okreslonych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002, a drugi — bledu w ocenie
w zakresie, w jakim instancja ta nie stwierdzila, iz zastosowanie tych warunkéw pocigga za soba
uniewaznienie prawa do zakwestionowanego wzoru. Te zarzuty szczegélowe nalezy zatem zbadal
odrebnie.
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a) W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegétowego, dotyczgcego naruszenia obowigzku uzasadnienia
w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza nie wypowiedziata sie w zaskarzonej decyzji w przedmiocie
warunkéw okreslonych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia nr 6/2002

Na wstepie nalezy przypomnieé, ze na podstawie art. 62 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 6/2002
decyzje EUIPO zawieraja okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Ten obowiazek uzasadnienia ma
taki sam zakres jak obowiazek wynikajacy z art. 296 TFUE [zob. wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.,
Sata/EUIPO — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet do malowania), T-651/17, niepublikowany,
EU:T:2018:855, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo].

W tym wzgledzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie, jakiego wymaga art. 296 WE,
powinno by¢ dostosowane do charakteru rozpatrywanego aktu i przedstawiaé w sposéb jasny
i jednoznaczny rozumowanie instytucji, ktéra wydala akt, pozwalajac zainteresowanym poznaé
podstawy podjetej decyzji, a wlasciwemu sadowi dokonac jej kontroli. Wymog uzasadnienia nalezy
ocenia¢ w $wietle okolicznosci danego przypadku, w szczegdélnosci tresci aktu, charakteru
podniesionych argumentéw, a takze interesu, jaki w uzyskaniu wyjasnien moga mie¢ adresaci aktu lub
inne osoby, ktérych dotyczy on bezposrednio i indywidualnie. Ponadto ocena, czy uzasadnienie aktu
spelnia wymogi wspomnianego art. 296 TFUE, winna opiera¢ si¢ nie tylko na jego brzmieniu, ale takze
uwzglednia¢ okolicznosci jego wydania, jak réwniez calo$¢ przepiséw prawa regulujacego dana
dziedzine (zob. podobnie wyrok z dnia 10 lipca 2008 r., Bertelsmann i Sony Corporation of
America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, pkt 166 i przytoczone tam orzecznictwo).

O ile autor zaskarzonego aktu nie ma obowigzku w uzasadnieniu tego aktu zajmowacé stanowiska
wzgledem ewidentnie drugoplanowych kwestii lub argumentéw ani uprzedza¢ mozliwych zastrzezen,
o tyle powinien przedstawi¢ okolicznosci oraz rozwazania prawne majace kluczowe znaczenie dla
systematyki decyzji. Ponadto uzasadnienie musi by¢ logiczne, a w szczegdélnosci nie moze wykazywac
wewnetrznych sprzecznos$ci (zob. analogicznie wyrok z dnia 10 lipca 2008 r., Bertelsmann i Sony
Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, pkt 169 i przytoczone tam
orzecznictwo). Natomiast, poniewaz obowiazek uzasadnienia stanowi istotny wymog formalny, ktéry
nalezy odrézni¢ od kwestii zasadno$ci podstaw uzasadnienia, uzasadnienie moze by¢ wystarczajace,
nawet jesli przedstawiono w nim niewlasciwe podstawy [zob. wyrok z dnia 13 czerwca 2017 r., Ball
Beverage Packaging Europe/EUIPO — Crown Hellas Can (Puszki), T-9/15, EU:T:2017:386, pkt 27
i przytoczone tam orzecznictwo].

W ramach omawianego zarzutu szczegéltowego skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej, ze ta nie
wypowiedziala sie w kwestii, czy zakwestionowany wzér odnosi sie do czesci skladowej produktu
zlozonego, ktéra po wlaczeniu do wspomnianego produktu pozostaje widoczna podczas zwyklego
uzywania tego produktu w rozumieniu art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002, podczas gdy kwestia
ta zostala poruszona w zawiadomieniu z dnia 16 maja 2018 r. i w pdzniejszych uwagach stron.

To w S$wietle zasad przypomnianych w pkt 82-84 powyzej nalezy zbada¢ zasadno$¢ tego zarzutu
szczegblowego.

W niniejszym przypadku nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze jak przypomniano w pkt 13 powyzej
i jak wynika z cze$ci zaskarzonej decyzji ,Streszczenie okoliczno$ci faktycznych”, w ramach badania
odwotania skarzacej do stron skierowano zawiadomienie z dnia 16 maja 2018 r. na podstawie art. 59
ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002. W zawiadomieniu tym wskazano, ze prawo do zakwestionowanego
wzoru nalezy uniewazni¢, poniewaz nie zostaly dochowane warunki przewidziane w art. 4
rozporzadzenia nr 6/2002, jako ze produkt objety wspomnianym wzorem stanowi element sktadowy
(to znaczy cze$¢ sprzegajaca) produktu zlozonego (to znaczy zespolu silnik-sprzeg-kompresor), ktéry
to element po wlaczeniu do produktu zlozonego nie jest juz widoczny podczas zwyklego uzywania
tego produktu zlozonego. Izba Odwolawcza wskazala bowiem, ze kompresor, ktéry zajmuje duzo
przestrzeni, zakrywa rozpatrywana cze$¢, a sam produkt zlozony jest calkowicie zasloniety przez
pokrywe komory silnika pojazdu, gdy jest ona w pozycji zamknietej, czyli w zwyklej pozycji.
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Nastepnie nalezy zauwazy¢, ze jak wskazano réwniez w czeéci zaskarzonej decyzji ,Streszczenie
okolicznosci faktycznych” i przypomniano w pkt 14 powyzej, strony zgodnie z art. 59 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002 zostaly wezwane do zajecia stanowiska w przedmiocie tego zawiadomienia
w toku postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku, co uczynily, odpowiednio, w dniach
16 lipca i 17 wrze$nia 2018 r. Interwenient wyjasnil w istocie, ze cze$ci bedacej przedmiotem
zakwestionowanego wzoru, ktéra jest wykorzystywana do laczenia réznych elementéw skladowych,
a nie wylacznie silnika pojazdu i kompresora, nie mozna uzna¢ za element skltadowy produktu
zlozonego i ze jest ona zwykle widoczna podczas jej uzywania. Skarzaca ze swej strony podniosla, ze
ze wzgledu na swoje wlasciwosci techniczne rozpatrywana cze$¢ jest przeznaczona wylacznie do
faczenia urzadzenia chlodniczego i silnika pojazdu i ze w konsekwencji po zamknieciu pokrywy
komory silnika catkowicie znika z pola widzenia uzytkownika.

Wreszcie, w czeéci ,Podstawy decyzji” Izba Odwotawcza nie odniosta sie w zaden sposéb do
zawiadomienia z dnia 16 maja 2018 r. i do pdzniejszych uwag stron i w szczegdélnosci nie wskazala,
jakie wnioski wyciagneta z tego zawiadomienia i tych uwag. Jak juz niejednokrotnie wskazano, nie
poruszyla ona réwniez sama kwestii zastosowania w niniejszym przypadku art. 4 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 6/2002, niezaleznie od jakiegokolwiek odniesienia do wspomnianego zawiadomienia
i uwag (zob. pkt 15, 38, 42-44 i 75 powyzej).

Nalezy jednak przypomnie¢, ze uzasadnienie zaskarzonego aktu moze by¢ dorozumiane, pod
warunkiem ze umozliwia ono zainteresowanym poznanie przyczyn, dla ktérych zostala wydana
zaskarzona decyzja, a wlasciwemu sadowi dostarcza elementéw wystarczajacych do dokonania
kontroli. Powody niewyszczegélnione w uzasadnieniu moga wiec zostaé wzigte pod rozwage, jezeli sa
one oczywiste zaréwno dla zainteresowanych, jak i dla sadu Unii (zob. wyrok z dnia 14 marca 2018 r.,
Obuwie, T-424/16, niepublikowany, EU:T:2018:136, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy zatem zastanowi¢ sie, czy stanowiska Izby Odwotawczej dotyczacego kwestii zastosowania
w niniejszym przypadku art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 nie mozna wywies¢ w sposob
dorozumiany z uzasadnienia zaskarzonej decyzji.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze jak wynika z tre$ci zawiadomienia z dnia
16 maja 2018 r., w zawiadomieniu tym wysunieto wniosek, ze prawo do zakwestionowanego wzoru
nalezy uniewazni¢ na podstawie art. 4 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002.

Skoro za$§ w zaskarzonej decyzji stwierdzono, ze wniosek skarzacej o uniewaznienie prawa do znaku
nalezy oddali¢, mozna by z tego wywies¢, ze Izba Odwolawcza odrzucita rozwazania, na ktérych
opieralo si¢ zawiadomienie z dnia 16 maja 2018 r., a takze rozwazania przedstawione w uwagach
skarzacej, o ktérych mowa w pkt 88 powyze;j.

Niemniej jednak nawet przy takim zaloZeniu, nalezy stwierdzi¢, ze powody, dla ktérych Izba
Odwotawcza odrzucila te rozwazania, nie wynikaja jasno z zaskarzonej decyzji.

W pierwszej kolejnosci, jak wskazano w pkt 42 powyzej, w poczatkowej czesci zaskarzonego
uzasadnienia, w ktérej Izba Odwotawcza przedstawila swoja wykladnie art. 25 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 6/2002, wspomniala jedynie w ramach warunkéw, na ktérych naruszenie skarzaca
zamierzala sie jej zdaniem powolad, art. 5, 6, 8 i 9 tego rozporzadzenia, a pominela w tym zakresie
warunki okreslone w jego art. 4 ust. 2 i 3 wspomnianego rozporzadzenia.

Jednakze, jak wskazano w pkt 42—44 powyzej, to pominiecie jest trudne do pogodzenia z przyjeta przez
Izbe Odwotawcza wykladnig art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, poniewaz brzmienie tych
przepisow wyraznie odnosi sie do art. 4—9 tego rozporzadzenia, nie wylaczajac jego art. 4 ust. 2 i 3,
ktory ustanawia szczegélne warunki ochrony wzoru odnoszace sie do czesci skladowej produktu
zlozonego w rozumieniu art. 3 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia. Jednakze Izba Odwolawcza nie
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przedstawita Zadnego wyjasnienia pozwalajacego zrozumieé¢, dlaczego bez wzgledu na te wykladnie
uznala ona, ze wniosek skarzacej o uniewaznienie prawa do znaku dotyczyl jedynie niedochowania
warunkow okres$lonych w art. 5, 6, 8 i 9 omawianego rozporzadzenia.

W drugiej kolejnosci nie sa przekonujace wyjasnienia przedstawione w odpowiedzi na skarge i podczas
rozprawy przez EUIPO dotyczace dorozumianego stanowiska Izby Odwolawczej w przedmiocie
zastosowania w niniejszym przypadku art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze EUIPO twierdzi, ze Izba Odwotawcza uznala, iz powolujac sie
na zastosowanie w niniejszym przypadku art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 w zawiadomieniu
z dnia 16 maja 2018 r., wykroczyla ona poza podnoszone zarzuty i zadania stron z naruszeniem
art. 63 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia, i ze nie wymienila tego zawiadomienia w uzasadnieniu
prawnym wspomnianej decyzji w celu unikniecia orzekania ultra petita.

To domniemane stanowisko Izby Odwolawczej nie da sie zas wywies¢ w sposéb jasny i jednoznaczny
z zaskarzonej decyzji.

Po pierwsze, wystarczy bowiem przypomnie¢, ze Izba Odwolawcza uznala, iz art. 25 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 6/2002, na ktéry powolano si¢ w postepowaniu przed nig w niniejszym przypadku,
odnosi sie do wszystkich wymogéw art. 4—9 wspomnianego rozporzadzenia. Po drugie, nalezy
stwierdzi¢, ze co sie tyczy warunkéw okreslonych w art. 8 i 9 tegoz rozporzadzenia, Izba Odwolawcza
wyraznie wskazala, ze cho¢ te warunki nalezy uznaé za przywolane na poparcie wniosku skarzacej
o uniewaznienie prawa do znaku, skoro skarzaca nie podniosla Zadnego argumentu w tym wzgledzie,
Izba ta mogla jedynie oddali¢ te cze$¢ wspomnianego wniosku o uniewaznienie prawa do znaku na
mocy art. 63 ust. 1 rozpatrywanego rozporzadzenia.

Wydaje si¢ zatem, Ze z tej czeéci uzasadnienia zaskarzonej decyzji trzeba logicznie wywies¢, ze gdyby —
jak twierdzi EUIPO - Izba Odwolawcza orzekla, iz na podstawie art. 63 ust. 1 zdanie drugie
rozporzadzenia nr 6/2002 nie jest w stanie wypowiedzie¢ si¢ w przedmiocie zastosowania art. 4 ust. 2
i 3 tego rozporzadzenia do zakwestionowanego wzoru, wyraznie by to wskazala. Takie wyrazne
uzasadnienie byloby przy tym zalozeniu tym bardziej konieczne, ze w zawiadomieniu z dnia 16 maja
2018 r. sprawozdawca jasno okreslit natomiast, ze przepisy te sa objete brzmieniem art. 25 ust. 1 lit. b)
wspomnianego rozporzadzenia, i — jak sie¢ zdaje — uznal, iz z twierdzen stron i dokumentéw na ich
poparcie wynika, Ze wspomniane przepisy maja zastosowanie i ze do niego nalezy podniesienie kwestii
tego zastosowania.

W kazdym razie podstawa zalozenia przyjetego przez EUIPO jest bledna. Whbrew jego twierdzeniom
art. 63 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia nr 6/2002 nie zakazywal bowiem Izbie Odwotawczej
odniesienia si¢ w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji do przedmiotu zawiadomienia z dnia 16 maja
2018 r. A zatem nawet gdyby przyja¢, ze instancja ta uznala, iz przepisy te sprzeciwiaja sie
zastosowaniu przez nia do zakwestionowanego wzoru art. 4 ust. 2 i 3 wspomnianego rozporzadzenia,
nie staly one jednak na przeszkodzie przedstawieniu przez nia powodéw, dla ktérych wbrew
wnioskom zawartym we wspomnianym zawiadomieniu uznala takie zastosowanie za niemozliwe.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze przywolane przez EUIPO przed sadem Unii podstawy majace na celu
uzasadnienie faktu, iz Izba Odwolawcza nie zastosowala do zakwestionowanego wzoru przepiséw
art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002, nie wynikaja w sposéb jasny i jednoznaczny z tresci
zaskarzonej decyzji.

Ponadto podstawy te nie moga zosta¢ uwzglednione przez Sad jako dodatkowe uzasadnienie
wspomnianej decyzji. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem zainteresowana osoba powinna
otrzyma¢ uzasadnienie aktu, zanim ewentualnie wniesie przeciwko niemu skarge, przy czym
niedopelnienie wymogu uzasadnienia nie moze zosta¢ naprawione w ten sposéb, ze zainteresowana
osoba dowie si¢ o uzasadnieniu aktu w trakcie postepowania przed sadem Unii. Stanowiloby to
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naruszenie prawa zainteresowanej osoby do obrony, prawa do skutecznej ochrony sadowej oraz zasady
réownosci stron przed sadem Unii (zob. wyrok z dnia 14 marca 2018 r., Obuwie, T-424/16,
niepublikowany, EU:T:2018:136, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

W trzeciej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze zaskarzona decyzja zawiera opis produktu, w ktérym
zakwestionowany wzdr jest stosowany, oraz jego uzywania, nierézniacy sie istotnie od opisu zawartego
w zawiadomieniu z dnia 16 maja 2018 r.

Jak wynika bowiem z pkt 38 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza opisuje kolidujace ze soba wzory
jako odnoszace sie do czesci, ktéra umozliwia polaczenie kompresora urzadzenia chlodniczego i bloku
silnika pojazdu. Wskazuje ona ponadto, ze rozpatrywana cze$¢ jest przykrecana do bloku silnika,
a nastepnie kompresor zasilajacy nastepnie urzadzenie chlodnicze jest przykrecany do tej czesci.
Z opisu tego mozna zatem wywnioskowaé, ze Izba Odwolawcza nie rozpatrywala uzywania czesci,
w ktérej zastosowano zakwestionowany wzdr, innego niz laczenie systemu chlodniczego lub
klimatyzacyjnego z blokiem silnika pojazdu, do ktérego ma on zosta¢ dostosowany. Ponadto nic
w tym opisie nie wskazuje na to, ze Izba Odwolawcza odrzucita przyjeta w zawiadomieniu z dnia
16 maja 2018 r. kwalifikacje produktu zlozonego w rozumieniu art. 3 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002
do scharakteryzowania zespolu skladajacego sie z silnika, czesci bedacej przedmiotem
zakwestionowanego wzoru oraz kompresora.

W konsekwencji z uzasadnienia zaskarzonej decyzji nie mozna w jasny sposéb wywnioskowaé, ze
stanowisko Izby Odwotawczej zmienilo si¢ w stosunku do zawiadomienia z dnia 16 maja 2018 r.
w odniesieniu do kwestii, czy produkt bedacy przedmiotem zakwestionowanego wzoru byl objety —
jako czes¢ skladowa produktu zlozonego — zakresem stosowania art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 6/2002. W szczegélnosci z decyzji tej nie wynika, ze Izba Odwolawcza zgodzita si¢ z uwagami
interwenienta z dnia 16 lipca 2018 r., w ktérych kwestionowal on uznanie za produkt zlozony
i powotal sie na liczne alternatywne sposoby uzywania, inne niz sposéb opisany w pkt 106 powyzej.

Jest prawda, ze w pkt 39 i 40 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza okreslita, ze poinformowanym
uzytkownikiem zakwestionowanego wzoru w rozumieniu art. 6 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002,
w odniesieniu do ktérego nalezy ocenia¢ indywidualny charakter tego wzoru, moze by¢ na przyktad
instalator sprzetu chlodniczego lub kierownik warsztatu mechaniki samochodowej, ktéry wybierze te
cze$¢ w celu zamontowania jej w pojezdzie. Ustalenia te moga wydawaé sie sprzeczne z ustaleniami
dokonanymi w zawiadomieniu z dnia 16 maja 2018 r., zgodnie z ktérymi cze$¢ ta po zamontowaniu
nie jest juz widoczna podczas zwyklego uzywania w rozumieniu art. 4 ust. 3 wspomnianego
rozporzadzenia, to znaczy wykluczajacego konserwacje, obstuge lub naprawe.

Jednakze kryteria z art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 i kryteria z art. 6 ust. 1 tego
rozporzadzenia sie¢ réznia. Ocena indywidualnego charakteru zakwestionowanego wzoru jest
uwarunkowana calo$ciowym wrazeniem, jakie wywoluje on na poinformowanym uzytkowniku, co
oznacza z definicji, ze wzdr ten jest widoczny dla tego uzytkownika. Natomiast pojecie zwyklego
uzywania, o ktéorym mowa w art. 4 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia, nie ma znaczenia dla takiej
oceny. Okreslenie poinformowanego uzytkownika z pkt 39 i 40 zaskarzonej decyzji nie przesadza zatem
o analizie przeprowadzonej przez Izbe Odwotlawcza w odniesieniu do poszanowania w niniejszym
przypadku kryteriéw okreslonych w tymze art. 4 ust. 2 i 3. W kazdym razie nie pozwala ona zrozumie¢
powoddéw, dla ktérych Izba Odwotawcza uznala, Ze nie nalezy do niej badanie stosowania tych
kryteriéw.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze wnioski Izby Odwotawczej dotyczace zastosowania

w niniejszym przypadku art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 nie wynikaja w sposéb oczywisty
z uzasadnienia zaskarzonej decyzji ani dla stron, ani dla sadu Unii.
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Nalezy zatem obecnie zbada¢, czy wnioski te odnosza sie do okolicznosci faktycznych i rozwazan
prawnych majacych kluczowe znaczenie dla systematyki zaskarzonej decyzji w rozumieniu
orzecznictwa przypomnianego w pkt 84 powyzej.

Po pierwsze, nalezy przypomnie¢, ze jak wynika z pkt 56 i 62 powyzej, brak widocznosci cech czesci
skladowej produktu zlozonego w ramach warunkéw okreslonych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 6/2002 moze prowadzi¢ do calkowitego uniewaznienia prawa do zakwestionowanego wzoru
majacego zastosowanie do tej cze$ci lub do czesciowego uniewaznienia, jesli odnosi si¢ to jedynie
niektérych z tych cech. W konsekwencji, jak wynika z brzmienia wspomnianego art. 4 ust. 2, badanie
nowosci i indywidualnego charakteru rozpatrywanego wzoru w $wietle kryteriéw z art. 5 1 6 tegoz
rozporzadzenia nie jest juz konieczne w pierwszym z tych przypadkéw i powinno by¢ ograniczone do
cech, ktére pozostaja widoczne, w drugim. Kwestia, czy art. 4 ust. 2 i 3 znajduje zastosowanie
w niniejszej sprawie, moze zatem co do zasady mie¢ kluczowe znaczenie dla systematyki zaskarzonej
decyzji, biorac pod uwage jej potencjalny wplyw na uzasadnienie i sentencje tej decyzji, tym bardziej
ze Izba Odwolawcza uznala, iz skarzaca powolala sie na brak nowosci i indywidualnego charakteru
zakwestionowanego wzoru.

Po drugie, nalezy zauwazy¢, ze jak wynika z tresci zawiadomienia z dnia 16 maja 2018 r., na tym etapie
postepowania Izba Odwotawcza uznala, iz twierdzenia stron i dowody przedstawione na poparcie tych
twierdzern wykazuja, ze warunki okres§lone w art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 nie zostaly
spelnione. Ponadto strony zajely stanowisko w tej kwestii w swoich uwagach dotyczacych tego
zawiadomienia, ktdre nie zostaly uznane przez Izbe Odwotlawcza za niedopuszczalne.

Jak za$ stwierdzono w pkt 93 powyzej, poniewaz oddalenie odwotania skarzacej, orzeczone w sentencji
zaskarzonej decyzji, wydaje sie odzwierciedla¢ catkowita zmiane stanowiska Izby Odwolawczej
w kwestii zastosowania do zakwestionowanego wzoru art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002
w stosunku do stanowiska przyjetego w zawiadomieniu z dnia 16 maja 2018 r., do instancji tej
nalezalo jasne przedstawienie powodéw tej zmiany.

Jedynie w przypadku gdyby Izba Odwolawcza zdecydowala sie uwzgledni¢ odwotanie skarzacej
i uniewazni¢ prawo do zakwestionowanego wzoru z przyczyn innych niz zastosowanie do
wspomnianego wzoru art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002, moglaby ona odstapi¢ ze wzgledéw
ekonomii procesowej od przedstawienia tych przyczyn [zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia
14 grudnia 2006 r., Mast-Jagermeister/OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.),
T-81/03, T-82/03 i T-103/03, EU:T:2006:397, pkt 80].

W braku takiego uzasadnienia skarzacej trudno jest podwazy¢ przed Sadem w uzyteczny sposéb brak
zbadania co do istoty warunkéw okreslonych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002. Moze ona co
najwyzej, jak zreszta czyni to w skardze, tylko powtérzy¢ argumenty, ktére przedstawila juz w toku
postepowania odwotawczego w uwagach z dnia 17 wrze$nia 2018 r., majacych na celu zaaprobowanie
wnioskow zawartych w zawiadomieniu z dnia 16 maja 2018 r. Natomiast nie jest ona w stanie
podwazy¢ w uzyteczny sposéb powoddw, ktére sklonily Izbe Odwotawcza do odstapienia od tych
wnioskow.

Podobnie Sad nie jest w stanie zweryfikowaé zasadnosci tych powodéw i prawidlowo wykonaé
cigzacego na nim zadania. W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, Ze jest on uprawniony w ramach
art. 61 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 do przeprowadzenia pelnej kontroli zgodnosci z prawem
decyzji izb odwotawczych EUIPO, w razie potrzeby poprzez zbadanie, czy izby te dokonaly wilasciwej
kwalifikacji prawnej okolicznosci faktycznych sporu lub czy ocena okolicznosci faktycznych
przedstawionych wspomnianym izbom nie jest obarczona btedami (zob. wyrok z dnia 18 pazdziernika
2012 r., Neuman i Galdeano del Sel/Baena Grupo, C-101/11 P i C-102/11 P, EU:C:2012:641, pkt 39
i przytoczone tam orzecznictwo).

Pozostale argumenty EUIPO i interwenienta nie moga podwazy¢ tego wniosku.
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Przede wszystkim, jak juz wskazano w pkt 104 powyzej, argumenty EUIPO nie moga ztagodzi¢ skutkéw
braku uzasadnienia zaskarzonej decyzji bez naruszenia prawa skarzacej do obrony, jej prawa do
skutecznej ochrony sadowej i zasady réwnosci stron przed sagdem Unii.

Nastepnie, jest prawda, Ze na mocy z art. 63 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, jedynie gdyby mozna bylo
uznal, ze to skarzaca powolala sie na niedochowanie warunku okre$lonego w art. 4 ust. 2 i 3 tego
rozporzadzenia w $wietle okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych jej wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku, do Izby Odwolawczej nalezalo zbadanie tego warunku. Z powodéw
przedstawionych w pkt 51-72 powyzej nie mozna bowiem uzna¢, ze EUIPO powinno automatycznie
rozpatrzy¢ niedochowanie tego warunku na tej podstawie, ze wspomniany wniosek o uniewaznienie
prawa do znaku opieral si¢ na art. 25 ust. 1 lit. b) tegoz rozporzadzenia.

Jednakze, jak stwierdzono w pkt 87—-110 powyzej, stanowisko Izby Odwolawczej w kwestii, czy do niej
nalezalo zbadanie zastosowania w niniejszej sprawie art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002, nie
wynika z zaskarzonej decyzji, nawet w sposéb dorozumiany, mimo ze instancja ta wypowiedziala sie
w tej kwestii na wczesniejszym etapie postepowania.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sad w ramach kontroli zgodnosci z prawem decyzji izby
odwotawczej EUIPO nie dysponuje za§ uprawnieniem do zastapienia wlasna ocena oceny dokonanej
przez izbe odwotawcza, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie ktérej wspomniana izba
odwotawcza nie przedstawila jeszcze swojego stanowiska (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM,
C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72). W szczegdélnosci nie jest jego zadaniem zastapienie Izby
Odwotawczej przy badaniu argumentéw, okolicznosci faktycznych i dowodéw przedstawionych przez
skarzaca na poparcie jej wniosku o uniewaznienie prawa do znaku, badaniu, ktérego przeprowadzenie
nalezalo do tej instancji, bez uszczerbku, w stosowanym przypadku, dla kwestii prawnych niezbednych
do zastosowania wlasciwych przepisow oraz dla faktéw notoryjnych, w celu ustalenia, czy zastosowanie
art. 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 bylo przedmiotem toczacego si¢ przed nia sporu [zob.
podobnie i analogicznie wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., CEDC International/ OHIM - Underberg
(Ksztalt zdzbta trawy w butelce), T-235/12, EU:T:2014:1058, pkt 101 i przytoczone tam orzecznictwo].

W kazdym razie wbrew temu, co twierdzi EUIPO, okolicznos$¢, ze w pismach zlozonych do Wydziatu
Uniewaznien skarzaca wyraznie przytoczyla art. 4 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, a nie art. 4 ust. 2
i 3 tego rozporzadzenia, nie moze sama w sobie wystarczy¢ do wykazania, iz stosowanie tych
przepisow nie nalezalo do przedmiotu sporu. W szczegdlnosci nie mozna wykluczy¢ bez zbadania
wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych przedstawionych przez skarzaca w ramach
postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru, ze w $wietle tych okoliczno$ci mozna uznac,
iz powoluje sie ona w istocie na te przepisy.

Wreszcie, o ile — jak stusznie twierdzi EUIPO — nie mozna uzna¢, ze Izba Odwotawcza byla zwigzana
zawiadomieniem z dnia 16 maja 2018 r., o tyle cigzyl jednak na niej obowiazek nalezytego uzasadnienia
powodéw, dla ktérych uwazala, ze powinna odstapi¢ od wnioskéw zawartych w tym zawiadomieniu,
poniewaz zawiadomienie to oraz podzniejsze uwagi stron stanowily cze$¢ kontekstu, w ktérym wydata
ona zaskarzona decyzje (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r., EUIPO/Puma,
C-564/16 P, EU:C:2018:509, pkt 66).

Co sie tyczy argumentow interwenienta, nalezy wskazaé, po pierwsze, ze twierdzenie, zgodnie z ktérym
zarzut szczegdltowy skarzacej dotyczacy braku uzasadnienia jest niedopuszczalny na tej podstawie, iz na
poparcie wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru nie podniosta ona okolicznos$ci, ze produkt bedacy
przedmiotem spornego wzoru stanowi cze$¢ skltadowa produktu zlozonego, mozna tylko w kazdym
razie oddali¢, poniewaz — jak wskazano w pkt 122 powyzej — do Sadu nie nalezy dokonywanie oceny,
w przedmiocie ktérej wspomniana Izba Odwotawcza nie przedstawila jeszcze swojego stanowiska.
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Po drugie, okolicznos¢, ze w ramach odrebnego postepowania skarzaca dokonala zgloszenia do
rejestracji wzoru identycznego z zakwestionowanym wzorem, nie moze prowadzi¢ do oddalenia
niniejszego zarzutu szczegdlowego na tej podstawie, iz jest on sprzeczny z argumentami
podniesionymi przez nig na poparcie utrzymania w mocy rozpatrywanej rejestracji.

Artykul 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, ktéry stanowi, ze z zastrzezeniem art. 25 ust. 2-5 tego
rozporzadzenia kazda osoba fizyczna lub prawna lub upowazniony organ publiczny moze zlozyc
wniosek o uniewaznienie prawa do zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, nie uzaleznia bowiem
dopuszczalnosci takiego wniosku, a tym bardziej zarzutéw podniesionych na jego poparcie, od
wykazania interesu prawnego ani od wykazania rzeczywistego lub potencjalnego interesu
gospodarczego w wykresleniu zakwestionowanego wzoru (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia
25 lutego 2010 r., Lancome/OHIM, C-408/08 P, EU:C:2010:92, pkt 37-44). W tym wzgledzie nalezy
uscisli¢, ze — inaczej niz w przypadku podstaw uniewaznienia okre§lonych w art. 25 ust. 1 lit. ¢)—g)
owego rozporzadzenia — podstawy uniewaznienia uregulowane w jego art. 25 ust. 1 lit. a) i b) moga co
do zasady by¢ podnoszone przez kazda osobe fizyczna lub prawna [wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.,
Visi/one/EUIPO — EasyFix (Plakietka informacyjna dla pojazdéw), T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 64].

W konsekwencji  okoliczno$¢, ze skarzaca usilowala zarejestrowa¢ wzér identyczny
z zakwestionowanym wzorem i w ramach wszczetego przez interwenienta postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa do wspomnianego wzoru bronila nowosci i indywidualnego charakteru tego
wzoru, podczas gdy obecnie je podwaza, nie ma zadnego wplywu na dopuszczalno$¢ niniejszego
zarzutu szczegétowego, a ponadto na jego ocene co do istoty.

Z caloéci powyzszych rozwazan wynika, ze zarzut szczegélowy dotyczacy naruszeniu obowiazku
uzasadnienia jest zasadny.

Przed ustaleniem konsekwencji ustalenia dokonanego w pkt 129 powyzej dla sentencji zaskarzonej
decyzji nalezy zbada¢ drugi zarzut szczegétowy podniesiony przez skarzaca w ramach drugiej czesci
zarzutu piatego, dotyczacy bledu w ocenie w zakresie, w jakim w zaskarzonej decyzji nie uniewazniono
prawa do zakwestionowanego wzoru, podczas gdy wzoér ten stanowi cze$¢ skladowa produktu
zlozonego, niewidoczna po jej ostatecznym wlaczeniu do tego produktu w rozumieniu art. 4 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002.

b) W przedmiocie drugiego zarzutu szczegétowego, dotyczgcego bledu w ocenie w zakresie, w jakim Izba
Odwotawcza nie stwierdzita, ze zastosowanie w niniejszym przypadku art. 4 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia
nr 6/2002 skutkuje uniewaznieniem prawa do zakwestionowanego wzoru

Jak juz przypomniano w pkt 122 powyzej, zgodnie z orzecznictwem Sad w ramach kontroli zgodnosci
z prawem decyzji izby odwotawczej EUIPO nie dysponuje uprawnieniem do zastapienia wlasna ocena
oceny dokonanej przez izbe odwotawczg, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie ktdrej
wspomniana izba odwolawcza nie przedstawila jeszcze swojego stanowiska.

W niniejszym przypadku, jak stwierdzono w pkt 13 powyzej, w zawiadomieniu z dnia 16 maja 2018 r.
Izba Odwolawcza zbadala w toku postepowania odwolawczego kwestie, czy prawo do
zakwestionowanego wzoru nalezy uniewaznic¢ ze wzgledu na to, ze stanowi on cze$¢ sktadowa produktu
zlozonego, niewidoczna po jej ostatecznym wlaczeniu do tego produktu podczas zwyklego uzywania
w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002. Natomiast w pkt 110 powyzej stwierdzono, ze
stanowisko Izby Odwotawczej dotyczace tej kwestii nie wynika z zaskarzonej decyzji w sposéb
wystarczajaco jasny i jednoznaczny.

W konsekwencji Sad nie jest w stanie orzec w przedmiocie zastosowania w niniejszym przypadku art. 4
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002, a zatem ten zarzut szczegdtowy nalezy oddalié.
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Jednakze jesli zarzut pierwszy zostaje uwzgledniony, to podstawa ta wystarczy do stwierdzenia
niewaznosci zaskarzonej decyzji. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem, skoro obowiazek
uzasadnienia nalezy do istotnych wymogéw proceduralnych w rozumieniu art. 61 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002, a jego naruszenie moze zreszta zosta¢ stwierdzone z urzedu, moze ono skutkowac
stwierdzeniem niewazno$ci zaskarzonej decyzji (zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 30 marca
1995 r., Parlament/Rada, C-65/93, EU:C:1995:91, pkt 21; z dnia 10 lipca 2008 r., Bertelsmann i Sony
Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, pkt 174). Nalezy zatem uwzglednié
zadanie stwierdzenia niewaznosci.

Natomiast w $wietle orzecznictwa przypomnianego w pkt 131 powyzej Sad nie moze dokonaé zmiany
zaskarzonej decyzji i nalezy zatem oddali¢ ujete w skardze zadanie zmierzajace do tego celu.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, Ze bez koniecznosci badania zarzutéw od drugiego do

czwartego, pierwszej czesci zarzutu piatego i zarzutu szdstego skargi, nalezy stwierdzi¢ niewaznos¢
zaskarzonej decyzji i oddali¢ pozostale zadania.

IV. W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Jednakze zgodnie z art. 135 § 1 regulaminu postgpowania w wyjatkowych przypadkach, jezeli wymagaja
tego wzgledy stusznosci, Sad moze zdecydowad, ze strona przegrywajaca sprawe pokrywa wlasne koszty
i zostaje obciazona tylko cze$cig kosztéw poniesionych przez strone przeciwng, a nawet ze nie zostaje
nimi obciazona w ogdle.

Poniewaz EUIPO i interwenient zasadniczo przegrali sprawe, nalezy, po pierwsze, nakaza¢ EUIPO,
zgodnie z zadaniami skarzacej, pokrycie jego wlasnych kosztéw oraz kosztéw poniesionych przez
skarzaca, a po drugie, postanowi¢, ze interwenient pokryje wlasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (dziewiata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewaznos¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 19 listopada 2018 r. (sprawa R 1397/2017-3).

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) EUIPO pokrywa, oprocz wlasnych kosztow, koszty poniesione przez L. Oliva Torras, SA.

4) Mecanica del Frio, SL, pokrywa wlasne koszty.
Costeira Gratsias Kancheva
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 czerwca 2020 r.

Podpisy
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